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I. Basis of the report 



1 This reoort has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to ™™^"!° n 
1 . IniS report has Deen arawn on me db*^ j ffW » and are not anne xed to the report since they do not contain amendments.). 



under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report s 
j | the international application as originally filed. 



the description, pages . 

pages . 
pages . 
pages 



1-13 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos, 
Nos. 
Nos. 



1-8 



the drawings, 



sheets/fig . 
sheets/fig , 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/4-4/4 



I 2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I | the description, pages . — 

I | the claims, Nos. _ 



| | the drawings, sheets/fig 



mi as originally filed, 
m9 filed with the demand, 
filed with the letter of 
filed with the letter of 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

. , filed with the letter of 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, , filed with the letter of 



L [— 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made since they have been considered 
I 3 • I — I to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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I V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement ^ 



1 . Statement 

Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-8 



1-8 



1-8 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



| 2. Citations and explanations 

1. Citation 



This report makes reference to the following 
document : 

Dl: US-A-3 013 066 



2 . Explanations 

Claims 1-8 define a method for preparing 
dicarboxylic acid, starting from acrylic acid. 
During a first step, a saturated or mono-unsaturated 
n-C6-dicarboxylic acid diester is reacted with 
acrylic acid, yielding a dicarboxylic acid and a 
mixture of acrylic acid esters. After the 
dicarboxylic acid is separated from the mixture of 
acrylic acid esters, the mixture of acrylic acid 
esters is dimerised, yielding n-butene dicarboxylic 
acid diester. After the n-butene dicarboxylic acid 
diester is, if necessary, hydrogenated, yielding 
adipic acid diester, the saturated or mono- 
unsaturated n-C6-dicarboxylic acid diester is 
returned to the first step. 



International application No. 

INTERNATIONAL PRELIMI^^Y EXAMINATION REPORT P CT/Ej |3/ 0 7151 



3 . Novelty 

3.1 Document Dl discloses a method for preparing adipic 
acid. Methyl acrylate is dimerised, yielding n- 
butene-dicarboxylic acid dimethyl ester (see 
examples 20 and 21) . After being separated by 
distillation from the product mixture, the n-butene- 
dicarboxylic acid dimethyl ester is hydrogenated, 
saponified and crystallised, yielding adipic acid. 
The subject matter of independent claim 1 differs 
from the known method in Dl in that the dicarboxylic 
acid (e.g. adipic acid) is obtained by reacting n- 
butene-dicarboxylic acid diester with acrylic acid. 
The subject matter of claim 1 is thus novel over 
document Dl (PCT Article 33(2)). 

3.2 Dependent claims 2-8 contain additional features, 

besides the reaction conditions necessary to produce 
the dicarboxylic acid. Consequently, the same 
arguments with regard to novelty apply as in the 
case of independent claim 1 and the subject matter 
of dependent claims 2-8 is also novel over document 
Dl (PCT Article 33(2)). 

4. inventive step 

4.1 Document Dl is regarded as the prior art closest to 
the subject matter of claim 1 and discloses, as 
already described above (3.1), a method for 
preparing adipic acid. The subject matter of 
independent claim 1 differs from the known method in 
Dl in that dicarboxylic acid (e.g. adipic acid) is 
produced by reacting n - but ene- dicarboxylic acid 
diester with acrylic acid. The effect of the subject 
matter of claim 1, in comparison with the closest 
prior art, is that of providing a simple method for 
preparing dicarboxylic acid from the corresponding 
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4.2 



diester. The present invention can therefore be 
considered to address the problem of devising a 
method for producing at the same time n-butane or n- 
butene dicarboxylic acid and acrylic acid ester. The 
prior art documents do not disclose any methods that 
solve the problem in the same way as the present 
application. In view of the teaching in the prior 
art, a person skilled in the art would not solve the 
problem in the same way as in the present 
application and would certainly not expect the 
advantages associated with the present application. 
The subject matter of claim 1 therefore involves an 
inventive step (PCT Article 33(3)) . 

Dependent claims 2-8 contain additional features, 
besides the reaction conditions necessary to prepare 
the dicarboxylic acid. Consequently, the same 
arguments with regard to inventive step apply as for 
independent claim 1 and the subject matter of 
dependent claims 2-8 therefore involves an inventive 
step (PCT Article 33(3)) . 
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1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/bder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 
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I Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/D7151 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, we/7 sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-13 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der , 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, - Blatt: 
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PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/071 51 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Beruckslchtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche: 1-8 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfrnderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/071 51 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Der Prufung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt: 
In der Fassung fur die Vertragsstaaten: 

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES Fl FR GB GR HU IE IT LI LT LU LV MC MK NL PL PT RO SE SI 
SKTR 

Beschreibung, Seiten: 

1-13 ursprungliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1-8 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/4-4/4 ursprungliche Fassung 

Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Dokument 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: US-A-3 013 066 



2. Sachverhalt 

Anspruche 1 bis 8 definieren das Verfahren zur Herstellung einer Dicarbonsaure 
ausgehend von Acrylsaure. Ein gesattigter oder monoungesattigter n-C6- 
Dicarbonsaurediester wird in einem ersten Schritt mit Acrylsaure unter Erhalt einer 
Dicarbonsaure und eines Gemisches yon Acrylsaureestern umgesetzt. Nach 
Abtrennen der Dicarbonsaure von dem Gemisch der Acrylsaureester wird das 
Gemisch der Acrylsaureester unter Erhalt von n-Butendicarbonsaurediester 
dimerisiert. Nach eventueller Hydrierung von n-Butendicarbonsaurediester unter 
Erhalt von Adipinsaurediester wird der gesattigte oder monoungesattigte n-C6- 
Dicarbonsaurediester in den ersten Schritt zuruckgefuhrt. 
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3. 

3.1 



3.2 



4. 

4.1 



Neuheit 

Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Adipinsaure. 
Methylacrylat wird zu n-Buten-dicarbonsauredimethylester (siehe Beispiele 20 und 
21) dimerisiert. Nach destillativer Abtrennung aus dem Produktgemisch wird der 
n-Buten-dicarbonsauredimethylester hydriert, verseift und unter Erhalt von 
Adipinsaure kristallisiert. Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 
unterscheidet sich von dem bekannten Verfahren aus D1 dadurch, dass die 
Dicarbonsaure (z.B Adipinsaure) durch Reaktion von n-Buten- 
dicarbonsaurediester mit Acrylsaure erhalten wird. Der Gegenstand des 
Anspruchs 1 ist somit neu Liber Dokument D1 (Artikel 33(2) PCT). 

Die abhangigen Anspruche 2-8 enthalten zusatzliche Merkmale zu den 
Reaktionsbedingungen der Dicarbonsaureherstellung. Daher gilt die gleiche 
Argumentation bezuglich der Neuheit wie fur den unabhangige Anspruch 1 und 
der Gegenstand der abhangigen Anspruche 2-8 is auch neu uber Dokument D1 
(Artikel 33(2) PCT). 

Erfinderische Tatigkeit 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart, wie schon oben 
beschrieben (3.1), ein Verfahren zur Herstellung von Adipinsaure. Der 
Gegenstand des unabhangige Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem 
bekannten Verfahren aus D1 dadurch, dass die Dicarbonsaure (z.B Adipinsaure) 
bei der Reaktion von n-Buten-dicarbonsaurediester mit Acrylsaure erhalten wird. 
Der Effekt des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenuber dem nachstliegenden 
Stand der Technik ist ein einfaches Verfahren zur Herstellung von Dicarbonsaure 
aus dem entsprechende Diester. Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende 
Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Verfahren zu Ko-Produktion von 
n-Butan- oder n-Butendicarbonsaure und Acrylsaureester bereitzustellen. Die 
Dokumente des Stands der Technik offenbaren kein Verfahren, dass das Problem 
auf dieselbe Weise wie die vorliegende Anfrage lost. Angesichts der Lehre aus 
dem Stand der Technik, wurde der Fachmann das Problem nicht auf die gleiche 
Weise losen wie in der vorliegenden Anmeldung und er wurde sicherlich nicht die 
mit der vorliegenden Anmeldung verbundenen Vorteile erwarten. Der 
Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tatigkeit 
(Artikel 33(3) PCT). 

Die abhangigen Anspruche 2-8 enthalten zusatzliche Merkmale zu den 
Reaktionsbedingungen der Dicarbonsaureherstellung. Daher gilt die gleiche 
Argumentation bezuglich der Erfinderische Tatigkeit wie fur den unabhangige 
Anspruch 1 und der Gegenstand der abhangigen Anspruche 2-8 beruht somit auf 
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 
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